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RESUMO
A gestão dos ativos intangíveis, principalmente das criações intelectuais, é 
pré-requisito para empresas que competem na economia do conhecimento. 
O objetivo deste manuscrito é apresentar uma proposta de modelo de gestão 
estratégica de Propriedade Intelectual (PI) associado a uma ferramenta 
computacional de apoio à decisão denominada SmartIP. O modelo de gestão 
de PI abarca a prática de inteligência tecnológica, a estratégia de proteção das 
criações intelectuais, a gestão de portfólio de ativos intangíveis e sua valoração. 
Neste contexto, a SmartIP dá suporte à organização ao fornecer recomendação 
sobre a proteção das criações e a gestão de portfólio para cada tipo de 
proteção, incluindo patentes, modelos de utilidade, programas de computador 
e desenhos industriais. A ferramenta fundamenta-se em conceitos teóricos tais 
como ativos complementares, regimes de apropriação, gestão de portfólio, 
racionalidade limitada ou procedural, busca e seleção e incerteza radical em 
eventos inovadores.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da propriedade intelectual – proteção de ativos 
intangíveis – regimes de apropriação.
ABSTRACT
The management of intangible assets, mainly the intellectual creations, is 
a prerequisite for companies competing in the knowledge economy. The 
objective of this article is to propose a strategic management model of 
Intellectual Property (IP) associated with a computational tool for decision 
support called SmartIP. The IP management model embraces the practice of 
technological intelligence, protection of intellectual creations strategy, portfolio 
management of intangible assets and their valuation. In this context, SmartIP 
supports the organization by providing recommendation on the protection 
of creations and portfolio management for each type of protection, including 
patents, utility models, computer programs and industrial designs. The tool is 
based on the theoretical concepts of complementary assets, appropriability 
regimes, portfolio management, limited or procedural rationality, search and 
selection and radical uncertainty of innovative events.
Keywords: Intellectual property management – protection of intangible assets 
–  appropriability regimes. 
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1 INTRODUÇÃO
A Propriedade Intelectual (PI) é um campo de estudo multidisciplinar concernente a atores 
das esferas jurídica, econômica e de gestão, incluindo descobertas científicas, trabalhos literários, 
desenhos, músicas, marcas, programas e tudo o mais derivado da criação humana (LOIOLA e 
MASCARENHAS, 2013; WIPO, 2004; 2005). 
A esfera jurídica preocupa-se com a proteção formal das criações intelectuais e objetiva 
impedir a apropriação indébita destas por terceiros. Em paralelo, o tratamento da PI no âmbito 
econômico significa a aplicação de técnicas de valoração de ativos intangíveis, as quais passam 
pelos métodos de determinação de fluxo de caixa e chegam a metodologias mais sofisticadas como 
as opções reais. Estas últimas levam em conta a presença de incerteza no ambiente de negócios 
e ajudam na decisão sobre continuar ou sair de novos desenvolvimentos (ativos) com retornos 
incertos (SANTOS, 2001; GRAFSTRÖM e LUNDQUIST, 2002).
Copeland, Koller e Murrin (2000) desdobram o exercício das opções sobre decisões de 
investimentos em: abandonar (parar de investir, livrando-se do ativo), adiar (aguardar valorização 
do ativo antes de investir recursos), expandir ou reduzir o volume investido, prorrogar a realização 
do investimento ou mudar. Este último caso caracteriza-se pela transferência geográfica do ativo 
fixo, que deriva de uma maior rentabilidade potencial.  
O campo da gestão enxerga a PI como parte integrante da estratégia corporativa, em que o 
conjunto das criações intelectuais deve estar alinhado à visão e missão organizacional (LIU e CHIN, 
2010).  Ou seja, na gestão, a propriedade intelectual deve ser ligada à estratégia para garantir o 
crescimento sustentável da organização, na medida em que a proteção às criações pode inibir a 
ação da concorrência ou induzir à inovação.
Cada vez mais o conhecimento se mostra elemento-chave na conquista de vantagens 
competitivas, sendo gerado por diversas fontes e múltiplos atores em situações de colaboração 
e competição. Este ecossistema de negócios caracteriza a chamada economia do conhecimento 
(LENHARI, 2005), onde produtos, processos e serviços possuem alto teor de conhecimento tácito 
embutido, ajudando a justificar a crescente importância da proteção de ativos intangíveis. 
A obtenção de lucros a partir das inovações é a questão prioritária na decisão de investimento, 
dependente de um conjunto de fatores socioeconômicos e legais que determinam o grau de 
apropriação desses ganhos pelas organizações (TEECE, 1986; 2000). Com a assinatura de acordos 
multilaterais de PI e o aumento da importância estratégica dos países emergentes no cenário 
internacional, os regimes de apropriação de ganhos a partir das inovações têm se fortalecido com 
mecanismos objetivos dentro das estratégias das organizações (FORERO-PINEDA, 2006).  
No Brasil, o perfil das empresas que lançam mão da proteção das suas invenções resume-se em 
grande porte, internalização das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e pertencimento 
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ao setor industrial (LOIOLA e MASCARENHAS, 2013). 
A pesquisa realizada pelos autores na base Sicelo tendo a temática “Propriedade Intelectual” 
no campo de assunto retornou 98 artigos. A leitura dos resumos desses artigos não apontou para 
a discussão sobre ferramentas de apoio à decisão, levando os autores ao argumento de que os 
mecanismos de tomada de decisão sobre a proteção das criações intelectuais ainda são uma 
“caixa preta” dentro das empresas, pouco explorados pela academia. 
Este trabalho parte da hipótese de que os processos de sistematização e proteção de 
ativos e criações intelectuais devem ser incorporados nas rotinas organizacionais, objetivando a 
tomada de decisões estratégicas em ambientes de elevada incerteza. Derivado desta hipótese, 
o artigo propõe a construção de um modelo de gestão estratégica de PI e de uma ferramenta 
computacional. Tal ferramenta foi aplicada em uma empresa de utility para a gestão de seus 
ativos intangíveis.
Uma questão relevante é a de como e quando um determinado ativo intelectual deve ser 
protegido. Dada a importância crescente e abrangente dos ativos intelectuais, este trabalho 
propõe que a decisão sobre sua proteção deve envolver três níveis do planejamento: estratégico 
(a proteção frente à estratégia da organização), tático (melhores meios e momentos de proteção 
e melhor perfil dos analistas e dos decisores) e operacional (agilidade e eficiência do processo). 
A natural instabilidade dos regimes de apropriabilidade (TEECE, 1986; 2000) é uma função 
das especificidades de mercados, de marcos regulatórios, de dinâmicas setoriais e locais de 
inovação, dentre outros aspectos, fazendo com que a tomada de decisão acerca da proteção 
de um ativo necessite de permanente revisão, justamente porque a melhor forma e o melhor 
momento de proteção configuram-se como alvos móveis.
Assim, no presente artigo propõe-se um processo de análise para apoiar a decisão de 
proteção de um direito de propriedade. O modelo de apoio à decisão foi concebido com base em 
processos críticos de propriedade intelectual e gerado a partir dele sua ferramenta computacional, 
de modo a permitir maior integração de áreas envolvidas com a temática de PI na organização, 
com base em metodologia multicritério parametrizável. Esta metodologia foi aplicada em novas 
tecnologias de uma empresa de saneamento.
Mediante o uso da ferramenta na empresa de utility, a decisão sobre a melhor forma de 
proteção do ativo intangível migrou da subjetividade e da unilateralidade para um âmbito mais 
estratégico, procedural e pluralista, que atualmente envolve as áreas de inovação, comercial e 
técnica da organização selecionada. 
A sessão 2 do trabalho em tela explica os passos metodológicos para a consecução da 
pesquisa e criação do modelo e da ferramenta SmartIP. A sessão 3 retoma a discussão teórica 
sobre economia do conhecimento e regimes de apropriação, sendo um pano de fundo para o 
desenvolvimento do modelo de PI e sua aplicação. A sessão 4 explica cada uma das dimensões 
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da ferramenta, seus critérios de análise e possibilidades de diagnóstico, bem como a sua aplicação 
realizada em um conjunto de tecnologias desenvolvidas (modelos de utilidade) pela empresa de 
saneamento.
Cabe destacar que o Módulo I da ferramenta faz o cadastro da invenção passível de proteção 
(chamada “objeto-parte”). A dimensão jurídica – através de especialistas que operam a ferramenta 
– avalia-a sob a ótica de critérios eliminatórios e classificatórios, como os graus de atividade 
inventiva, aplicação industrial e obviedade em relação ao estado da arte. Ao final, a ponderação 
de pontos contabiliza a robustez jurídica do ativo que se quer proteger. Complementarmente, a 
ferramenta desenvolve as dimensões estratégica e econômica para avaliar critérios como tempo de 
vida da tecnologia, ganhos de produtividade, viabilidade econômica, potencial redução de gargalos 
e custos, dentre outros. No final, o Módulo I emite um diagnóstico acerca do interesse corporativo 
na proteção do “objeto-parte”.
O Módulo II congrega as criações intelectuais protegidas em diagramas de bolhas, os quais 
permitem uma visão integrada e comparativa dos ativos a partir dos critérios de retorno econômico 
em ganhos operacionais, robustez jurídica e alinhamento estratégico para novos negócios na 
empresa. 
Por fim, as conclusões (sessão 5) mostram a importância do uso desta ferramenta para as 
organizações que competem no contexto da economia do conhecimento e propõe como avanço 
na ferramenta a integração de um módulo de definição da proteção mais adequada e de valoração 
quantitativa dos ativos intangíveis.
2 METODOLOGIA DA PESQUISA
O trabalho em tela é resultante da seguinte pergunta de pesquisa: “Dada a relevância 
estratégica da propriedade intelectual nas empresas, quais critérios devem ser usados para 
recomendar a proteção de criações intelectuais e como organizar e gerir o conjunto de ativos 
intangíveis protegidos?”
Após a elaboração da pergunta de pesquisa, delimitou-se a discussão teórica sobre a 
importância da proteção de criações intelectuais no contexto da economia do conhecimento. 
Chegou-se a um modelo processual de gestão estratégica de PI, que exigiu consulta prévia à literatura 
sobre regimes de apropriação (TEECE, 1986; 2000), incerteza na inovação (DAVIDSON, 2005), busca 
e seleção (NELSON e WINTER, 1982), figuras de proteção (REMER, TOMAZONI e SEIXAS, 2009; 
JUNGMANN, 2010), gestão de portfólio (COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 2001; BURDON, 2007) 
e gestão de PI (WIPO, 2004; 2005; LIU e CHIN, 2010; LOIOLA e MASCARENHAS, 2013). 
Parte do modelo construído foi empregada no desenvolvimento da ferramenta computacional, 
a SmartIP, atualmente aplicada em empresa de saneamento. A utilização da SmartIP na organização 
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foi fundamental para testar sua eficácia e comprovar o funcionamento prático do modelo de 
gestão de PI. 
Assim, a construção da ferramenta de apoio à decisão em PI partiu da identificação dos 
principais elementos que devem ser levados em conta quando se encontra um ativo passível 
de proteção da propriedade intelectual. Esses elementos são tanto de natureza jurídica, como 
econômica e estratégica e devem responder à pergunta central sobre se o ativo deve ou não ser 
protegido.
Três referências principais apoiaram a identificação dos elementos que deveriam ser 
considerados na ferramenta criada: 
1) O marco regulatório (no caso, o brasileiro), particularmente (mas não apenas) de algumas 
figuras de proteção como patentes de invenção, modelos de utilidade e desenhos industriais (Lei 
9.279/96), além de programas de computador (Lei 9.609/98 e Decreto 2.556/98); 
2) A identificação das possíveis motivações que uma organização pode ter para proteger 
seus ativos intelectuais;
3) A identificação dos contextos econômicos (características dos agentes econômicos, 
estruturas de mercado, concorrência, dinâmica setorial de inovação etc.) sobre os quais a 
proteção pode atuar.
A combinação desses referenciais conduziu a elementos a serem considerados no bojo 
da ferramenta SmartIP, que por sua vez foram organizados na forma de dimensões de análise 
e critérios de avaliação. A sua aplicação aconteceu na empresa de saneamento, que utiliza a 
ferramenta para tomar a melhor decisão sobre a necessidade e a possibilidade de proteção de 
ativos, bem como fazer seu gerenciamento sistematizado e unificado via gestão de portfólio.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
A gestão eficaz de ativos intangíveis nas organizações, tanto de países desenvolvidos quanto 
emergentes, tem se tornado elemento crítico para se galgar vantagem competitiva sustentável, 
dado o crescente estoque de conhecimento gerado e a quantidade de atores envolvidos em sua 
produção, além do aumento da complexidade tecnológica. 
Os ativos intangíveis compreendem o conhecimento individual e coletivo (ROSSATTO, 
2003), desde que este possa ser valorado e incorporado ao patrimônio organizacional, a exemplo 
de marcas, sistemas de software, normas, metodologias, patentes de invenção, modelos de 
utilidade, conhecimento tradicional e desenhos industriais.
Os ativos intangíveis equivalem às criações intelectuais humanas e seu valor econômico 
depende do regime de apropriação (TEECE, 1986; 2000) e da forma de proteção selecionada 
(REMER, TOMAZONI e SEIXAS, 2009). 
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A forma de proteção significa a escolha da figura que se adequa melhor ao escopo da criação 
intelectual e à sua utilização (uso interno ou transferência para terceiros). O marco legal brasileiro da 
PI envolve um conjunto de leis e medidas provisórias para as figuras (JUNGMANN, 2010): patentes 
de invenção, marcas e modelos de utilidade (Lei 9.279/96), cultivares (Lei 9.456/97), circuitos 
integrados (Lei 11.484/07), direitos autorais (Lei 9.610/98), programas de computador (Lei 9.609/98 
e Decreto 2.556/98) e conhecimentos tradicionais (MP 2.186-16/01). 
Em paralelo, a escolha do segredo industrial e de negócios como melhor figura de proteção 
depende da aplicação de acordos de confidencialidade entre as partes interessadas.
O regime de apropriação, por sua monta, abarca os fatores técnicos, econômicos e legais que 
determinam o potencial de obtenção de retorno pelas organizações a partir de suas criações. Em 
um regime forte de apropriação, as criações intelectuais não conseguem ser facilmente copiadas, 
em função do alto volume de conhecimento codificado incorporado, bem como do marco legal da 
PI. Em um regime fraco, as organizações têm dificuldade para obterem retorno devido à facilidade 
de imitação e à impossibilidade de exclusão de terceiros.
Por isto, segredos industriais e de negócios são as figuras de proteção mais recomendadas 
nesse tipo de regime. 
De modo geral, a necessidade de proteção das criações intelectuais pode ser discutida com 
o apoio de dois argumentos antagônicos. Por um lado, a proteção legal favorece o progresso 
técnico ao estabelecer monopólio temporário ao proprietário da invenção, que pode explorá-la 
comercialmente (WIPO, 2005). 
Por outro, o conhecimento é cumulativo e resultante de coletiva construção social, encontrando 
restrições justamente nos marcos legais que permitem a sua exclusão (ANDERSEN, 2003). 
Recentemente, o debate sobre a funcionalidade do sistema de patentes vem ganhando 
destaque, em função do fato de que não se observam evidências de correlação entre o crescimento 
do número de proteções por patentes e o aumento do número de inovações (BOLDRIN e LEVINE, 
2013). 
O mundo pró-patentes antecipado por Tang, Adams e Paré (2001) vem se configurando em 
um ambiente que precisa, cada vez mais, questionar a melhor forma de proteção, em razão dos 
custos crescentes e contraproducentes da busca desenfreada por proteger tudo a qualquer custo.
No nível corporativo, a seleção da forma de proteção das criações intelectuais é uma decisão 
organizacional que combina as possibilidades oferecidas pelo marco legal existente com a estratégia 
de negócios. Adicionalmente a esta necessidade óbvia de contar com critérios mais ponderados 
sobre como e quando proteger, é importante ressaltar que o processo de inovação ocorre sob 
condições de incerteza radical (DAVIDSON, 2005), haja vista a ausência de marcos pretéritos que 
carreguem dados e experiências reprodutíveis.
Ademais, sob condições de incerteza radical, a inovação opera necessariamente por 
MODELO E FERRAMENTA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: 
ESTUDO DE CASO E APLICAÇÃO EM UMA EMPRESA DE SANEAMENTO
118 Qualitas Revista Eletrônica ISSN 1677 4280 v.17 n.2- mai.-ago./2016, p.112-131.
racionalidade limitada tanto pelo volume de informação disponível (sendo novo, há ainda 
informação a ser criada), como pela capacidade e pelo viés do tratamento da informação. 
Os conceitos de busca e seleção, propostos por Nelson e Winter (1982) expressam bem 
o fato de que um novo produto, processo, serviço é desenvolvido por meio de procedimentos 
objetivos de busca, sancionado após uma instância seletiva, mormente o mercado. Ora, a 
proteção à propriedade intelectual faz parte do processo de busca e tenta garantir apropriação 
de um valor potencial que poderá ou não ser gerado no mercado. 
A PI é um passo a mais na tentativa de transformar, com sucesso, uma nova tecnologia ou 
invento em uma inovação. Como postulado por David Teece em seu artigo de 1986, a PI exerce 
função de um ativo complementar que tenta garantir a apropriação do retorno de uma inovação.
Nesse contexto, a gestão estratégica da PI vem a se tornar uma prática importante em 
qualquer regime de apropriação, envolvendo o uso qualificado do conteúdo de patentes para 
a escolha de trajetórias tecnológicas, a decisão sobre a estratégia de proteção das criações 
intelectuais (o que e como proteger), a gestão do portfólio e a valoração dos ativos intangíveis. 
A Figura 1 procura sintetizar as atividades envolvidas na gestão da PI em um modelo, sendo 
que essas vão desde decisões estratégicas até a operação de valoração por meio do exercício de 
opções reais, visto na introdução deste trabalho. Sugere-se que estas atividades se incorporem às 
metodologias de gestão estratégica da PI.
                 Figura 1 - Modelo com dimensões da gestão estratégica de PI
                        Fonte: elaboração própria.
Em especial, a ferramenta SmartIP abraça os processos de proteção de criações intelectuais 
e a gestão de portfólio, com vistas a sistematizar a atividade de propriedade intelectual na 
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organização. Quanto ao primeiro processo, há pelo menos três eixos que devem orientar a decisão 
da proteção das criações intelectuais: as características do objeto da proteção; a motivação da 
proteção e; o contexto no qual a proteção ocorrerá. 
O primeiro eixo diz respeito ao objeto da proteção. Esse é a tecnologia, o método, o invento 
e as suas características. O objeto define, de partida, caminhos possíveis de proteção. Por exemplo, 
um software encontrará formas de proteção diferentes de uma nova molécula química ou de um 
gene ou variedade de plantas. O objeto é assim um ponto de partida analítico.
O segundo eixo é a motivação da proteção. Para além da questão óbvia de que a proteção 
serve para garantir a propriedade, a motivação aqui proposta é aquela que apresenta as razões 
econômicas, tecnológicas, estratégicas, ou de outra natureza, para justificar a proteção do objeto em 
análise. A motivação é um exercício prospectivo indicativo do uso que se dará ao objeto protegido.
O terceiro eixo é o do contexto econômico, social, ambiental, regulatório no qual o objeto 
protegido será utilizado, levando em conta estruturas de mercado, padrões de concorrência, market 
share e pay off esperados, aceitação do mercado, restrições legais e regulatórias, dentre outros 
fatores.
A combinação desses três eixos, com certa sequência e interação, define o algoritmo e o 
método de gestão da PI apresentado neste trabalho. Destes eixos, derivam três dimensões: jurídica, 
estratégica e econômica.
A decisão sobre a proteção envolve os ativos a serem protegidos e a escolha da melhor 
estratégia de PI. 
4 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA EM UMA EMPRESA DE  SANEAMENTO
Os autores usaram a ferramenta de tomada de decisão e gestão de portfólio de PI em uma 
empresa de utility. Dada a natureza desta empresa, o seu conjunto de criações intelectuais abrange 
de maneira predominante patentes de invenção de processos, modelos de utilidade e softwares de 
controle. 
Com a SmartIP em funcionamento, a empresa recebe um diagnóstico robusto sobre a 
possibilidade de proteção da criação intelectual (Módulo I), além de sistematizar seu conjunto de 
ativos intangíveis já protegidos (Módulo II) em diagramas de bolhas, verificando a relação entre 
potencial de retorno econômico das figuras de proteção, robustez jurídica e alinhamento estratégico 
do ativo protegido.
4.1 MÓDULO I DA FERRAMENTA (CADASTRO, DIMENSÕES DE ANÁLISE E  
       DIAGNÓSTICO)
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O conceito básico da metodologia e da ferramenta SmartIP (Figura 2) consiste em prover 
aos responsáveis pelo processo de análise da proteção de ativos intangíveis o suporte necessário 
na tomada de decisão, de forma integrada, sistemática e com adequado grau de automatização. 
Por isto, a SmartIP permite que cada solicitação de proteção de produto, processo ou outro 
objeto passível de proteção seja seguida por um procedimento padrão de busca e entendimento 
do estado da arte (inteligência tecnológica) e de mobilização das devidas interfaces internas e 
externas para análise da solicitação, em termos de viabilidade econômica e interesse empresarial 
de proteção. 
                    Figura 2 - Conceito básico da SmartIP
                      Fonte: elaboração própria. 
Como parte integrante da tomada de decisão, há necessidade de um trabalho de 
preparação fora do ambiente da ferramenta, que gera as entradas para a ferramenta SmartIP. 
Isso porque as solicitações de análise de proteção têm origem nas várias áreas da organização, ou 
mesmo externamente, e a área responsável por PI é direcionada a demandar e discutir grande 
quantidade de dados da organização e do ambiente externo a ela, não só os referentes ao objeto 
a ser eventualmente protegido, mas informações de bases de artigos científicos e de bancos de 
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patentes, informações estratégicas de mercado e do arcabouço legal pertinente, dentre outras. 
Estas atividades de preparação resultam num elenco de informações de ordem cadastral, 
jurídica, estratégica e econômica demandadas pelo processo de análise da SmartIP, as quais são 
inseridas pelos respectivos demandantes, sob supervisão da área de PI.  
Na arquitetura da SmartIP, a seleção da forma de proteção e gestão de direitos de PI na 
organização parte dos três eixos acima descritos (características do objeto da proteção; motivação 
da proteção e o contexto no qual a proteção ocorrerá) que dão a base para as três dimensões de 
suporte para tomada de decisão:
•	 Dimensão jurídica: analisa a natureza, forma, aplicação, respectivos conteúdos científico-
tecnológicos e aspectos de viabilidade técnico-jurídica da proteção do objeto e suas partes 
que se pretende proteger; 
•	 Dimensão estratégica: analisa as motivações corporativas e institucionais para proteção, ou 
seja, a estratégia empresarial que se desdobra em objetivos de negócio;
•	 Dimensão econômica: analisa o tipo da proteção no contexto econômico no qual ela se 
insere, a saber, as ameaças e oportunidades, resultados e impactos internos e externos. 
Quando uma área da organização solicita a proteção de um objeto qualquer, um novo processo 
de análise e tomada de decisão para protegê-lo tem início através do Módulo I da SmartIP. Um 
processo já iniciado pode ser editado para continuidade ou correção, e um procedimento de controle 
de alterações realizadas no processo lhe garante total rastreabilidade. Visto que a ferramenta é um 
grande repositório de dados, são produzidos relatórios e gráficos de gestão do portfólio (Módulo II) 
para acompanhamento dos processos de proteção e análise de retorno econômico, robustez jurídica 
e alinhamento estratégico. 
O funcionamento da ferramenta baseia-se num protocolo de análise multicritério, denominado 
matriz de análise. Após o cadastramento que edita as principais informações da criação intelectual 
a ser protegida, obtidas ex-ante através da interação entre a área responsável por PI e o inventor 
da área técnica (ou semelhante), a referida matriz processa um algoritmo que pondera, de maneira 
paramétrica, as dimensões jurídica, estratégica e econômica. Como resultado, a ferramenta emite 
um diagnóstico ao tomador de decisão com uma recomendação de proteção do ativo intangível, 
armazenando as informações em banco de dados para posteriores edições, consultas e tiragem de 
relatórios. 
O Módulo I inicia com o cadastro da criação intelectual, que pode ser feito pela área de PI ou 
outra área demandante. No cadastro, é necessário descrever o “objeto-raiz” e o “objeto-parte” a ser 
protegido. O “objeto-raiz” dá origem a um processo de análise da proteção na SmartIP, abarcando, 
no caso da empresa de saneamento aqui em estudo, sistemas e dispositivos de medição e faturamento 
de água, gás ou energia elétrica. 
O “objeto-raiz” pode ter uma ou mais figuras de proteção associadas (patente de invenção, 
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modelo de utilidade, programa de computador ou desenho industrial), por isto, este deve ser 
desdobrado em “objetos-parte”, que podem ter também, isoladamente, proteção intelectual 
associada. 
A ferramenta não define por si a partição do objeto, nem eventuais figuras da respectiva 
proteção pertinente. Isso porque essas definições dependem de decisões nem sempre 
objetivas (por exemplo, a identificação de um “objeto-parte” depende de análises muitas vezes 
interpretativas). O trabalho de preparação ex-ante, fora do ambiente da ferramenta, consiste 
em analisar o ativo intangível a ser protegido e definir sua eventual divisão em “objetos-parte”. 
É ainda necessário identificar se o objeto e suas partes podem ou não ser protegidos de acordo 
com o marco legal vigente. 
Primeiramente, são analisados os formulários e dados sobre a solicitação de proteção 
que, em conjunto com as definições de partição da criação intelectual (“objetos-parte”) e das 
respectivas formas de proteção, geram os dados que serão inseridos quando do uso da ferramenta. 
Esses dados relacionados a cadastro, análise jurídica, análise estratégica e análise econômica 
são os vários elementos de cada uma das dimensões, cuja ponderação se vale de operações 
algébricas condizentes com a lógica de pertinência de cada um desses itens para com a proteção 
do objeto numa dada figura de proteção, e também de eventuais interações que estes itens têm 
com motivadores estratégicos.
A Figura 3 mostra a primeira tela de ação do usuário após o cadastro, isto é, a análise 
jurídica eliminatória. Nesta, o usuário deverá atribuir “sim”, “não” ou “não se aplica” ao elenco de 
questões que definem se, legalmente, um “objeto-parte” pode ou não ser protegido.
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   Figura 3 - Análise jurídica da proteção (eliminatória)
            Fonte: Ferramenta SmartIP.
Fora do ambiente da ferramenta, as informações solicitadas já deverão ter sido verificadas em 
triagem prévia inicial, com base no conhecimento do analista sobre legislação de PI e na atividade 
de inteligência tecnológica realizada. 
No entanto, para fins de documentação do processo, essa ação serve para inserir as informações 
no protocolo, pois elas serão usadas como uma das instâncias de análise, que é eliminatória. Se, por 
exemplo, for atribuído “sim” para o item “já foi publicada num prazo de mais de 1 ano” ou para o 
item “relaciona-se à transformação do núcleo atômico”, a SmartIP indicará que a proteção não pode 
ser legalmente feita por meio de patente de invenção, seguindo o disposto na Lei 9.279/96. Cumpre 
destacar que quando for atribuído “não se aplica”, o item é eliminado da avaliação. 
Este procedimento envolve duas questões conceituais anteriormente tratadas. A primeira é a 
necessidade de análise individualizada de cada novo objeto e de como suas características podem 
ou não influenciar o processo de proteção. A segunda diz respeito à existência de zonas cinzentas no 
objeto de proteção que só poderão ser identificadas com análises acuradas e atualizadas na fronteira 
do conhecimento sobre PI. Por exemplo, um “objeto-parte” pode ser sugerido para proteção mesmo 
que não haja uma clara definição no marco legal de que seja passível de proteção. Dado o ambiente 
de mudança permanente dos marcos legais e dos movimentos incertos relativos às fronteiras do 
conhecimento com impactos sobre o que pode e como pode ser protegido, cada novo objeto deverá 
ser avaliado sob a perspectiva da incerteza e de uma racionalidade procedural.
Após a análise eliminatória, os demais itens da dimensão jurídica (Figura 4) permitem uma 
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análise baseada na atribuição de valores, variando entre 0 (nulo), 1 (baixo), 2 (médio) e 3 (alto). 
Essa qualificação permite um valor numérico final para a dimensão jurídica que, na condição 
menos favorável é próxima de 0, e na mais favorável, de 10 pontos. O objetivo dessa mensuração 
é definir uma medida de robustez jurídica da proteção, a qual faz parte da ponderação final de 
análise de decisão e depende da seleção prévia do perfil de aversão ao risco do analista. 
O perfil do risco é um fator de ponderação na pontuação, variando entre conservador, 
moderado e liberal. O conservador tem grande aversão ao risco, o moderado é equilibrado quanto 
à ponderação entre risco e retorno, e o liberal é mais propenso a assumir o risco, pois vislumbra 
outros ganhos menos objetivos como o retorno estratégico ou a aposta em pontos futuros ainda 
não muito bem definidos. Neste caso, o perfil do risco está relacionado às implicações sobre a 
decisão de proteger ou não e as possiblidades de litígios e de perdas econômico-financeiras.
          Figura 4 - Análise jurídica da proteção (classificatória)
É criação concreta, industrializável e/ou comercializável
Apresenta atividade inventiva
Apresenta não-obviedade
Apresenta originalidade
Apresenta suficiência descritiva
Apresenta repetibilidade
Efetividade esperada da proteção 
mesmo legalmente protegido o objeto pode ser contornado ou imitado com algum esforço 
especializado não tivial
Nível de litígio esperado
há baixa expectativa de litígios jurídicos importantes e preocupantes
Avaliação de 
Elementos 
Pert inentes à 
Análise Jurídica 
Não Eliminatórios
CONDIÇÕES DE 
PARTIDA - 
DIMENSÃO 
JURÍDICA I I
   Fonte: Ferramenta SmartIP
A Figura 5 apresenta a tela da SmartIP relacionada à dimensão estratégica de análise. Essa 
motivação refere-se a expectativas de adoção da tecnologia em termos da apropriação da mesma 
como um ativo operacional para o negócio, para a atividade ou como um ativo intangível a ser 
comercializado e transferido para terceiros. 
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     Figura 5 - Análise estratégica da proteção
Expec tat iva de adoção (tempo de vida) da tecnologia
Para utilização interna à empresa no
Com o seguinte grau de importância para a organização:
muito expressivo para para o resultado e competitividade da empresa
Para difusão no mercado
Com o seguinte grau de importância para a organização:
muito expressivo para para o resultado e competitividade da empresa
Prospecção
Criar Parcerias
Capacitação
Impor Barreira
Impor Barganha
Criar Base De Desenvolvimento
Competitividade Futura
Promoção Institucional
Redução De PMSO (Custeio)
Redução De Investimento
Mitigação De Riscos Legais
Redução De Gargalos Financeiros
Aumento De Receita
Aumento Do Market Share
Aumento De Receita
Novos Negócios
Expectat iva de 
Adoção
Uso pelo 
Mercado
Uso no Mercado
Uso Estratégico 
(Próprio)
Uso Operacional 
(Próprio)
 MOTIVAÇÃO - 
DIMENSÃO 
ESTRATÉGICA 
              Fonte: Ferramenta SmartIP. 
A título de padronização da análise estratégica, os valores atribuídos para a expectativa de 
tempo de adoção do ativo intangível na organização ou no mercado são: 1 ponto, se a invenção 
servir apenas até 3 anos (curto prazo); 2 pontos, se a invenção servir para a organização ou para o 
mercado por até 10 anos; 3 pontos, se a invenção puder ser aplicada por até 20 anos. 
Com relação à importância estratégica na organização, os valores atribuídos pela ferramenta 
são 0 (importância inexistente), 1 (importância baixa), 2 (importância média) e 3 (importância alta). 
A análise do potencial de uso interno ou externo da criação intelectual em tela depende da 
presença de elementos como necessidade de redução de PMSO (Pessoal, Materiais, Serviços e Outros 
itens de custo), imposição de poder de barganha, busca de aumento de market-share, mitigação de 
riscos legais, redução de gargalos financeiros, novos negócios, dentre outros. A seleção de cada um 
destes itens é contabilizada favoravelmente na pontuação final da dimensão estratégica. 
A pontuação final obtida é calculada pela média ponderada de todos os critérios desta 
dimensão. Resulta em um valor próximo de 0 para as condições mais desfavoráveis e próximo de 
10 para as mais favoráveis, conferindo uma noção numérica de importância estratégica da criação 
intelectual para a organização.  
No tocante à análise econômica (Figura 6), esta evoca a avaliação de ganhos de produtividade 
ou redução de custos de aquisição (investimento), instalação, operação e manutenção. 
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Figura 6 - Análise econômica da proteção
        Fonte: Ferramenta SmartIP
A dimensão econômica engloba também a análise do potencial de redução de gargalos 
trazida pela criação intelectual, a questão da diversificação de produtos, disponibilidade da 
solução em outros mercados, bens substitutos, possibilidades de novos desenvolvimentos 
e viabilidade econômica. Esses elementos são também avaliados segundo uma escala de 0 
(nenhum), 1 (baixo), 2 (médio) e 3 (alto) pontos. Ao final, a valoração desses critérios permite a 
compreensão individual da relevância da criação intelectual para a operação da empresa, estando 
compreendida entre 0 e 10 pontos. 
A combinação das três dimensões (jurídica, estratégica e econômica), ponderada pelo perfil 
do risco do analista, permite a emissão de diagnóstico para os seguintes elementos: robustez 
jurídica da proteção, ganhos econômicos para a operação da empresa e interesse estratégico em 
novos negócios. 
Com esta visão integrada, procura-se trabalhar com análises objetivas e subjetivas, 
qualitativas e quantitativas de forma a considerar as expectativas que um novo objeto passível 
de proteção traz para a organização face à incerteza dos movimentos de busca e seleção que 
sempre se encontram no processo de inovação. A incerteza sobre o que ocorrerá no momento 
da seleção pelo mercado, conforme postulado por Nelson e Winter (1982), leva ao desenho de 
uma metodologia capaz de abrigar expectativas e estratégias no trato dos ativos complementares 
representados pela proteção à propriedade intelectual.
No tocante à robustez jurídica da proteção, esta é resultado da pontuação obtida na 
dimensão jurídica, avaliando a qualidade do conteúdo da invenção bem como o risco de infração 
de direitos de terceiros. Os potenciais ganhos econômicos para a operação da empresa, obtidos 
pela análise econômica, avaliam se o “objeto-parte” agrega valor aos processos da empresa, seja 
na planta de operação ou nos processos comerciais e de gestão. Por fim, o interesse estratégico 
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em diferenciação ou em diversificação, resultado da dimensão estratégica, avalia se a tecnologia 
pode ampliar as perspectivas de negócios ou as atividades da organização. 
Os intervalos de pontuações integradas para os elementos do diagnóstico são:
•	 Entre 1 (inclusive) e 2,5 (exclusive): muito baixo;
•	 Entre 2,5 (inclusive) e 5 (exclusive): baixo;
•	 Entre 5 (inclusive) e 7,5 (exclusive): médio;
•	 Acima de 7,5 (inclusive): alto.
Os elementos de diagnóstico, em seu conjunto, conferem uma visão panorâmica do contexto 
da proteção, com base na qual a SmartIP “adquire percepção” para recomendá-la ou não. Assim, o 
diagnóstico final reside nas seguintes possibilidades:
•	 Não recomenda a proteção da criação intelectual: ocorre quando é indesejável (ou impossí-
vel) do ponto de vista legal proteger uma invenção. Esta situação aparece através da análise 
jurídica eliminatória ou se a composição final do diagnóstico for muito baixa (entre 1 e 2,5 
pontos);
•	 Recomenda a proteção mediante análise mais detalhada: recomenda proteger a criação 
desde que seja feita uma análise mais detalhada, fora do ambiente da SmartIP, indicando se 
o objeto traria, por razões mais pontuais, vantagens para a organização. Nesse caso, a média 
numérica final é baixa (entre 2,5 e 5 pontos); 
•	 Recomenda a proteção: a análise ponderada dos elementos de diagnóstico recomenda a 
proteção, entendendo que vale a pena proteger uma criação intelectual. Nesse caso, a pon-
tuação final é média (5,0 e 7,5 pontos);
•	 Recomenda fortemente a proteção: todos os elementos de diagnóstico recomendam forte-
mente a proteção. Nesse caso, a média numérica final é alta (maior que 7,5 pontos). 
Se, por exemplo, os elementos “robustez jurídica da proteção”, “ganhos operacionais” e 
“interesse estratégico em novos negócios” obtiverem notas superiores a 7,5, a ferramenta emite 
automaticamente a mensagem: “A SmartIP recomenda fortemente a proteção do objeto-parte”. 
4.2. MÓDULO II - PORTFÓLIO DE PI
O módulo de gestão de portfólio é composto pela visualização de todas as criações intelectuais 
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da empresa no formato de diagramas de bolhas. A SmartIP separa as figuras de proteção em 
diagramas distintos, os quais avaliam de modo combinatório o seu potencial de retorno em 
ganhos operacionais, a robustez jurídica e o interesse estratégico da empresa em novos negócios. 
Cabe mencionar que, enquanto o Módulo I é responsável por recomendar a proteção (ex-
ante), o Módulo II compreende a organização visual das criações intelectuais já protegidas (ex-
post). Através deste módulo, os tomadores de decisão podem comparar ganhos econômicos 
para a operação da empresa, robustez jurídica e interesse estratégico de todos os seus ativos 
intangíveis protegidos cadastrados a partir das pontuações atribuídas no Módulo I para as 
dimensões econômica, jurídica e estratégica, respectivamente, as quais são plotadas no gráfico 
de bolhas (Figura 7). Mediante esta racionalidade, decidem se continuam com o processo de 
proteção, abdicam ou comercializam os direitos de propriedade para terceiros.
A Figura 7 apresenta 10 modelos de utilidade analisados a partir de um conjunto de objetos 
de proteção desenvolvidos pela empresa de saneamento. Nesse exemplo, o diagrama de bolhas 
é o cruzamento, em dois eixos, do potencial de retorno em ganhos operacionais com o interesse 
estratégico da organização em novos negócios, valendo-se da mesma parametrização do Módulo 
I. O tamanho das bolhas consiste no orçamento dedicado ao projeto de P&D que gerou a criação 
intelectual.
Figura 7 - Módulo II: Gestão de portfólio de modelos de utilidade (MU) da empresa de saneamento para os 
critérios de alinhamento estratégico versus retorno econômico
Fonte: Ferramenta SmartIP
A avaliação de portfólio dos modelos de utilidade protegidos pela empresa permite concluir 
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que apenas dois possuem alto potencial de retorno e alinhamento estratégico para novos negócios 
(MU 2 e MU 8). Uma criação intelectual apresenta alto retorno econômico e médio alinhamento 
estratégico (MU 1); duas têm retorno e alinhamento estratégico médios (MU 6 e MU 10); uma possui 
médio retorno e alto alinhamento estratégico (MU 3); uma com baixo retorno e médio alinhamento 
estratégico (MU 9) e; duas apresentam baixo retorno e alto alinhamento estratégico (MU 5 e MU 7). 
Enquanto isto, sem dúvida, a empresa deve decidir se descontinua MU 4 ou se transfere a tecnologia 
para terceiros, pois este ativo apresenta alto custo, além de retorno econômico e alinhamento 
estratégico muito baixos para novos negócios.   
5 CONCLUSÃO
Fazer a gestão estratégica de PI torna-se pré-requisito para organizações da economia do 
conhecimento. O modelo proposto por este trabalho considera que a gestão de PI é formada 
pela prática de inteligência tecnológica, pela decisão sobre proteger ou não determinada criação 
intelectual, pela gestão de portfólio e a valoração do conjunto dessas criações. Considera ainda que 
a gestão da PI é um processo permanente o qual deve basear-se em racionalidade procedural e é 
parte dos processos de busca e seleção, característicos da inovação.
A SmartIP é uma ferramenta que faz a recomendação sobre a proteção e a gestão do portfólio, 
congregando as dimensões jurídica, estratégica e econômica. Ela pressupõe a existência de uma 
busca prévia do estado da arte em bancos de patentes e artigos científicos. No Módulo I, fornece 
a recomendação sobre a proteção ou não do ativo intangível (“objeto-parte”) através de critérios 
eliminatórios e classificatórios. Essa decisão é ponderada pelo perfil de risco do analista de PI, 
que pode ser conservador, moderado ou liberal. A gestão de portfólio (Módulo II) permite uma 
visão integrada do conjunto de criações intelectuais separadas por figuras de proteção (patentes, 
modelos de utilidade, programas de computador e desenhos industriais). A análise de portfólio é 
ex-post e supõe que as áreas comercial, técnica e de PI avaliem o potencial de retorno econômico 
em ganhos operacionais, a robustez jurídica e o alinhamento estratégico de cada criação intelectual 
protegida. Essa ferramenta não recomenda a figura mais adequada de proteção, tampouco ainda 
faz a valoração quantitativa de ativos protegidos. Portanto, cita-se como janela de oportunidade de 
futura pesquisa formas de incorporação desses dois procedimentos na ferramenta aqui apresentada.
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